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Resumen

La patente ocupa un lugar privilegiado dentro del conjunto de medios de que se dispone
para proteger la innovacion. En Europa se ha de constatar que el sistema de patentes ha
ganado en complejidad con la coexistencia de la patente nacional, la patente europeay la
patente comunitaria (este Ultimo sistema sigue sin ser operativo en la actualidad).

En e momento en que la Comision adopt6 un Primer Plan de Accion para la Innovacion
en Europa, considerd indispensable esbozar una vision de conjunto, tan completa como
fuese posible, del sistema de patentes en Europa, con € fin evaluar s responde a las
necesidades de los usuarios, examinar la necesidad de nuevas acciones comunitarias 'y, por
ultimo, explorar laformay el contenido que pudieran adoptar tales nuevas acciones.

El presente Libro Verde persigue este triple objetivo y constituye € punto de partida de
un ambicioso proceso de consulta de los medios interesados, las demés instituciones
comunitarias y las autoridades competentes de los Estados miembros sobre la proteccion
de lainnovacién en Europa mediante el sistema de patentes.

La parte mas importante del Libro Verde se consagra a la patente comunitaria 'y a las
modificaciones que se han de introducir en el Convenio de Luxemburgo de 1975, que
podrian ser necesarias para poner a disposicion de los usuarios un sistema accesible,
juridicamente fiable y con un coste razonable.

No obstante, otras cuestiones de caracter técnico estan necesariamente relacionadas con el
andliss del futuro de la patente comunitaria. Tal es €l caso de la armonizacion
complementaria que seria conveniente plantearse a nivel comunitario para determinados
aspectos del derecho de patentes, como son el impacto de la Sociedad de la Informacion y
el comercio electronico sobre las invenciones relacionadas con € equipo logico o las
formalidadesy el recurso alos agentes de patentes.

Ademés, agunas cuestiones debatidas en € marco de la Organizacion Europea de
Patentes tienen una repercuson determinante sobre el debate general en torno a las
patentes en Europa y sobre la promocion de la innovacion. Este Libro Verde también
aborda algunas de estas cuestiones.
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1. INTRODUCCION

La innovacion es indispensable para la viabilidad y e éxito de la economia moderna.
A este respecto, da la impresién de que Europa no esta tan bien situada como sus
principales competidores, dado que, a pesar de disponer de una excelente base
cientifica, le resulta mas dificil que a otras regiones del mundo transformar sus
competencias en productos nuevos y en cuotas de mercado, especiamente en los
sectores de alta tecnologial. A pesar de algunos éxitos notables, como € Tren de
Gran Velocidad (TGV) o e sistema de telefonia mévil GSM, Europa ocupa, en la
actualidad, un segundo plano en numerosos sectores de la técnica, especiamente en
los de las tecnologias de la informacion y de las telecomunicaciones. La participacion
de la industria europea en € desarrollo de la Sociedad de la Informacion y el
comercio electrénico han suscitado interrogantes. Para mejorar esta situacion se han
de adoptar medidas especificas?.

Resulta indispensable proteger la innovacion. Desde € punto de vista econémico, se
ha demostrado claramente que las empresas que poseen unos conocimientos técnicos
especidizados y comercializan productos de marca y productos o procedimientos
patentados se encuentran en una posicion mas competitiva para incrementar o
mantener sus cuotas de mercado.

La economia se mundializa. Al mismo tiempo, el valor de las cosas producidas reside
cada vez mas en su parte de inversion inmaterial. No obstante, en la Unién Europea,
la proporcion del PIB que se consagra a la investigacion, los gastos de investigacion
de la industria, los gastos de investigacion por habitante, € nimero total de
investigadores con relacion a la poblacién activa, son inferiores a los de Japon y los
Estados Unidos. La mejora del sistema de patentes en Europa no va a invertir, por si
sola, estas tendencias, Sino que serd necesaria una reorientacion fundamental de la
investigacion europea que, por otra parte, ya se ha previsto. Sin embargo, €l sistema
de patentes no puede congtituir, en ningln caso, un nuevo freno a la competitividad
de las empresas europess. Fecilidad de obtencion, seguridad juridica, ambito
geogréfico adecuado, son otros tantos criterios basicos para proteger eficazmente la
innovacion en la Unidn Europea.

Hay que reconocer que, en la actualidad, cerca de cuarenta afos después de la firma
del Tratado de Roma, las empresas que operan en la Comunidad siguen sin disponer
de un derecho unitario de proteccion de la innovacion mediante patente. A pesar de
gue las ventgjas de un sistema de estas caracteristicas parecen evidentes, dado que
permitiria una gestion centralizada de los derechos y una mayor transparencia con
respecto a los competidores, el Convenio de Luxemburgo de 1975, que debia
instaurar el mencionado sistema, jamés entré en vigor.
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Libro Verde sobre la Innovacién, (COM (95) 688 final) de 20 de diciembre de 1995.

Comunicacién de la Comision “una iniciativa europea sobre el comercio electronico” de 16 de abril
de 1997.



La Comunidad ha de tratar de resolver las dificultades de orden politico y practico
que siguen existiendo e impiden al mercado Unico rendir al méximo. En la actualidad,
la Comunidad se enfrenta a multiples desafios, tales como la necesidad de crear mas
puestos de trabgjo gracias a la mejora de la competitividad internacional de las
empresas europeas, la mundializacion de la economia frente a la que e mercado
Unico es una condicién bésica de éxito y e compromiso de la Union en favor de una
aproximacion a los paises de Europa Central y Oriental.

2. EL SISTEMA DE PATENTESY EL MERCADO UNICO

2.1 Losorigenes.

En la Unién Europea, la proteccién mediante patente se lleva a cabo a través de dos
sistemas, ninguno de los cuales se basa en un instrumento juridico comunitario: los
sistemas nacionales y el sistema europeo de patentes.

La primera que vio la luz fue la patente nacional. Se ha de subrayar que, en los
Estados miembros de la Comunidad Europea, la patente nacional ha sido armonizada
de facto mediante la adhesion progresiva de todos los Estados miembros al Convenio
de Munich sobre la patente europea®.

El sistema europeo de patentes se basa en dos tratados internacionales, a saber, €
Convenio de Munich sobre la Patente Europea (CPE) de 1973 y e Convenio de
Luxemburgo de 1975 sobre la patente comunitaria (CPC 1975), que, en la
actualidad, forma parte integrante del Acuerdo en materia de patentes comunitarias,
firmado en 1989 (APC 1989)4. En 1975, los Estados miembros tenian la intencién de
reducir a minimo € intervalo entre las fechas de entrada en vigor de estos dos
Convenios.

El CPE no crea un derecho uniforme de proteccién, sino que permite obtener una
proteccion en tantos Estados parte del Convenio como desee € solicitante. Este
sstema se caracteriza por su gran flexibilidad, aunque presenta algunos
inconvenientes por su complegjidad y coste. Ademés, no prevé la existencia de un
tribunal competente a nivel europeo para dirimir los litigios en materia de patentes, lo
gue presenta €l riesgo de que los tribunales competentes en los Estados miembros
dicten resoluciones diferentes.

Nacida del CPC, la patente comunitaria tiene por objeto reunir el conjunto de
derechos de proteccion resultantes de la expediciéon de una patente europea en un
solo derecho unitario y autonomo para el conjunto de la Comunidad de los Doce,
regulado exclusivamente por las disposiciones del Acuerdo en materia de Patentes
Comunitarias, firmado en 1989. Este Convenio ain no ha entrado en vigor por los
retrasos habidos en su ratificacion por los doce Estados miembros que lo firmaron.
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En la actualidad, todos los Estados miembros de la Comunidad Europea son también miembros del
Convenio de Munich sobre la patente europea. También forman parte del Convenio de Munich tres
Estados no comunitarios: Suiza, Liechtenstein y €l Principado de Mdnaco.

Acuerdo en materia de Patentes Comunitarias, hecho en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989,
DO n° L 401 de 30.12.89, p.1, en lo sucesivo APC.
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Aunque distintos, los objetivos del CPE y del APC son complementarios. EI CPE
pretende racionalizar la expedicion de las patentes mediante €l establecimiento de un
procedimiento centralizado, gestionado por la Oficina Europea de Patentes de
Munich. De esta forma, e Convenio esta abierto a la adhesion de todo Estado
europeo, previa invitacion del Consgio de Administracion de la Organizacion
Europea de Patentes® para algunos Estados. ElI APC pretende alcanzar |os objetivos
del mercado Unico, especialmente por lo que se refiere a la iguadad de las
condiciones de competenciay alalibre de circulacion de mercancias.

Necesidad de una nueva intervencion comunitaria en materia de patente
comunitaria.

La primera cuestion que conviene plantearse consiste en determinar s y en qué
medida los medios interesados estarian dispuestos a utilizar € sisstema de patente
comunitaria tal como se elaboré en e Convenio de Luxemburgo, en caso de que
dicho Convenio entrase finalmente en vigor, una vez ratificado por los doce Estados
signatarios. Cabe preguntarse s la industria no se veria “aspirada’, de alguna forma,
hacia este nuevo sistema o S, por e contrario, la existencia de la patente europea y
de las patentes nacionales bastaria para satisfacer sus necesidades. En esta Ultima
hipétesis, € recurso a la patente comunitaria solo seria muy limitado o incluso
marginal.

En 1975, cuando la Comunidad Europea contaba con nueve Estados miembros,
éstos elaboraron la primera version del Convenio de Luxemburgo, “deseando
disponer que las patentes europeas concedidas para sus territorios produzcan efectos
unitarios y auténomos’6. El Convenio de Luxemburgo recibié su forma definitiva en
1989. El Acuerdo en materia de Patentes Comunitarias, firmado en Luxemburgo €
15 de diciembre de 1989, se aplica a la Comunidad de los Doce, pero no incluye
disposicion aguna relativa a la ampliacion que tuvo lugar en 1995, con la adhesiéon a
la Comunidad de Austria, Suecia y Finlandia; estos Estados miembros no entran
dentro del ambito de aplicacién del Acuerdo de 1989, aunque estén obligados
juridicamente a convertirse en partes contratantes. Segun los términos del Acuerdo,
se podréa celebrar un convenio especial entre los Estados contratantes y el Estado que
se adhiera para determinar las modalidades de aplicacion del Acuerdo que la
adhesion de dicho Estado haga necesarias’. Ello implicaria la negociacion de un
convenio, su firma y su posterior ratificacion por parte de todos los Estados
contratantes del Convenio de Luxemburgo, 10 que evidentemente constituye un
proceso muy lento y complgo. Esta lentitud y complgjidad no se verian sino
multiplicadas en caso de futuras adhesiones a la Union Europea.

Se observara que e sistema de patentes en Europa se elabor6 mediante convenios
internacionales. Ello se debe a que estas iniciativas se adoptaron en una época en la
gue no se habia establecido la competencia de la Comunidad en este &mhito. Se trata
de una fase ya superada, dado que e Tribuna de Justicia de las Comunidades

Articulo 166, CPE.

Preambulo del Convenio relativo a la patente europea para € mercado comin (Convenio sobre la
Patente Comunitaria), DO n° L 17 de 26.1.76, p.1.

Apartado 4 del articulo 7 del APC.



Europeas ha reconocido, en varias ocasiones, la competencia de la Comunidad para
intervenir en el ambito de las patentes, s €ello contribuye a redizar uno de los
objetivos del Tratado (lalibre circulacion de mercancias o €l establecimiento de unas
condiciones no falseadas de competencia)®. No obstante, conviene sefidar que la
creacion de un nuevo derecho comunitario mediante un reglamento requiere, en
virtud de lo dispuesto en e articulo 235 del Tratado CE, la unanimidad de los
Estados miembros, lo que implica la necesidad de alcanzar un consenso sobre todas
las cuestiones técnicas que se planteen.

Las ventgjas del reglamento comunitario serian, por una parte, la certidumbre por lo
gue <e refiere a la fecha de entrada en vigor, que € propio texto fijaria de forma
irrevocable (mientras que la entrada en vigor de un convenio es aleatoriay depende
de la rapidez con la que lo ratifiquen los Estados signatarios) y, por otra, una gran
facilidad en e momento de las ampliaciones futuras de la Comunidad, puesto que €l
reglamento pasaria automaticamente a formar parte del “acervo comunitario” y no
deberia ser modificado o renegociado. La transformacion del Convenio de
Luxemburgo en un instrumento juridico amparado en € Tratado, basado en €
articulo 235, constituye, por tanto, una cuestion fundamental.

En un momento en que se han iniciado debates estratégicos a nivel comunitario sobre
la innovacion, su proteccion y sus consecuencias sobre el empleo, la Comision ha
estimado necesario hacer balance de la situacion en materia de patentes comunitarias
y de sistemas de patentes en Europa®. A este fin se ha elaborado el presente Libro
Verde. En é se andlizan, en primer lugar, las carencias que se derivan de la ausencia
de una vertiente comunitaria correspondiente al sistema europeo de patentes y de los
obstaculos a su entrada en vigor, para abordar a continuacion las cuestiones que se
derivan de ello desde e punto de vista técnico, juridico y politico, tales como la
armonizacion complementaria del derecho de patentes a nivel comunitario.

El Libro Verde persigue un triple objetivo:

facilitar una vison general lo més completa posible de la situacion en materia de

proteccion de la innovacion mediante € régimen de patentes en la Comunidad
Europes;

evaluar la necesidad de adoptar nuevas acciones comunitarias y/o modificar los
regimenes actuales;

explorar laformay el contenido posibles de tales nuevas acciones.

La Comisién invita a todos los medios interesados a participar en una amplia
consulta sobre este tema y a responder a las cuestiones que figuran en el Libro
Verde.
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Punto 27 de la sentencia del Tribunal de Justicia de las CE, de 13 de julio de 1995, asunto C - 350/92
(Reino de Esparia/Consgjo) y punto 59 del dictamen del Tribunal de Justicia de las CE n° 1/94, de 15
de noviembre de 1994 (solicitud de dictamen presentada por la Comision sobre el caracter exclusivo o
no de la competencia de la Comunidad para celebrar los acuerdos del GATT), REC.1994.1.p.5267.

Primer Plan de Accion para la Innovacion en Europa, documento presentado por la Comisién € 20
de noviembre de 1996, COM (96) 589 final.




3. LA PATENTE COMUNITARIA
3.1 Necesidad de un derecho Unico en materia de patentes.

El Convenio de Munich aport6 ventgjas importantes con relacion a la situacion que
prevalecia antes de que entrara en vigor. Entre otras cosas instaurd un procedimiento
centralizado de expedicién basado en un derecho uniforme, que se llevaba a cabo en
una Unica lengua de procedimiento, una reduccion de los costes de protecciéon s se
trataba de conseguir la patente para varios Estados miembros, un derecho de
proteccion de ata calidad y una armonizacion de facto de las normativas nacionales
sobre patentes en lo relativo a las disposiciones que regulan la patentabilidad, la
validez y el acance de la proteccion.

No obstante, a no estar completado mediante la patente comunitaria unitaria, este
sistema presenta también limitaciones:

— €l paso a la fase nacional de la patente europea ya expedida genera costes
importantes y complica la gestién de los derechos, puesto que se han de entregar
las traducciones del folleto a la oficina nacional de cada pais designado y se han
de abonar las tasas de mantenimiento en vigor a nivel nacional;

— lagestién de las aciones por violacién o anulacion es complegja, dado que éstas se
han de interponer ante los tribunales nacionales de cada uno de los paises para los
gue se haya expedido la patente europes;

— a no exigtir una jurisdiccion comun, la aparicion de divergencias de interpretacion
del derecho europeo de patentes por parte de los tribunales nacionales corre €l
riesgo de socavar € valor de la patente europeg;

— la suma de las tasas nacionales de mantenimiento en vigor de la patente europea
congtituye una pesada carga para los titulares, tanto mas cuanto que el producto
de las tasas sdlo se utiliza parcidmente (actuamente a razén del 50%) para
financiar los costes del procedimiento de expedicion que gestiona la OEP,

— los costes adicionales de proteccion para cada pais designado llevan a las
empresas a adoptar politicas selectivas de designacion cuyas consecuencias son
contrarias a los objetivos del mercado Unico. Por una parte, €l hecho de que las
solicitudes de proteccion se concentren en los grandes Estados miembros
perjudica a los mas pequefios, tanto por 1o que se refiere a las transferencias de
tecnologia como en lo relativo a la atracciéon que ofrecen para la inversion. Por
otra parte, la limitacion de la proteccion a solo una parte del mercado interior
disminuye su valor comercial.

Si estuviese en vigor la patente comunitaria, se caracterizaria basicamente por
conferir una patente de caracter unitario, que produciria los mismos efectos en todo
el territorio de la Comunidad y que solo podria ser concedida, transferida, anulada o
extinguida para e conjunto de la Comunidad0. Cuantos més Estados miembros
tenga la Comunidad, mayor serd la cobertura geogréfica de la proteccion que se
obtenga mediante la patente.

10 Apartado 2 del articulo 2 del Convenio sobre la Patente Comunitaria, en lo sucesivo CPC.
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A pesar de que cabia esperar la ratificacion del Acuerdo en materia de Patentes
Comunitarias en un plazo razonable tras €l protocolo de firmas que tuvo lugar en
1989 en Luxemburgo, se ha de constatar que, més de siete afios despuést?, alin no se
ha llevado a efecto y cabe preguntarse si el Convenio sigue satisfaciendo en su forma
actual los objetivos que se le asignaron en aquel momento.

Mas que laindustria, determinados medios académicos sostienen una posicion que se
presenta como “ldgica’ y que considera que la via seguida en € caso de las marcas y
propuesta para los disefios y modelos, que consiste en establecer un derecho unitario
mediante un reglamento comunitario, es la que se ha de seguir necesariamente en €l
caso de las patentes. Este argumento no basta, por si solo, para justificar € enfoque
adoptado. No obstante, no resulta dificil observar las ventgjas de dicho sistema
unitario:

— la gestion de los derechos se facilitaria enormemente, dado que ya no existiria €l
paso por una fase naciona, lo que también deberia entrafiar una reduccion de
gastos (ausencia de gastos de entrada en la fase nacional, ahorros en e ambito de
la representacion profesional, etc.);

— ¢ dstema permite evitar que se multipliquen las acciones por violacion en cada
Estado miembro, dado que el demandante puede concentrar tales acciones en €
lugar del domicilio del demandado??;

— una mayor seguridad juridica debida a establecimiento de una instancia
jurisdiccional central competente para pronunciarse sobre la interpretacion y
validez de |la patente comunitaria

En e marco del presente Libro Verde, se invita a los usuarios potenciales a que
indiquen las ventajas e inconvenientes de un derecho unitario en materia de patentes,
habida cuenta de sus caracteristicas basicas. amplisima cobertura geogréfica, costes
necesarios, aplicacion del principio de agotamiento comunitario de los derechos, etc.

A continuacién, hemos de plantearnos dos cuestiones:

— en primer lugar, se trata de analizar la necesidad expresada por los usuarios de
disponer de un derecho unitario en materia de patentes;

— en segundo término, se trata de ver s 1os objetivos perseguidos por dicho sistema
unitario se pueden lograr mediante la utilizacion del Convenio de Luxemburgo, en
su forma actual o modificada

Preguntas

En genera, ¢cudles son, desde su punto de vista, las ventgjas y los inconvenientes de |

11 En la fase actual, solo 7 Estados miembros han finalizado e procedimiento de ratificacion del
Acuerdo en materia de Patentes Comunitarias. Francia, Alemania, Grecia, Dinamarca, Luxemburgo,
el Reino Unido y los Paises Bajos (fuente: nota del Consgjo de 22 de noviembre de 1996).

12 Apartado 1 del articulo 14 del Protocolo sobre resolucion de litigios en materia de violacion y de
validez de patentes comunitarias, en lo sucesivo denominado Protocolo sobre los litigios.
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una proteccion mediante patente que abarque a toda la Comunidad, por lo que se
refierea

— los costes?

— ¢l area geogréfica cubierta?

— €l problema del falseamiento de la competencia?
— lalibre circulacién de mercancias?

— laseguridad juridica?

— lavigilancia en materia de falsificacion?

— las obligaciones de traduccion?

¢Cudles son, desde su punto de vista, las condiciones basicas que se han de dar para
gue este sistema pueda funcionar con eficacia, en términos de costes y de estructura
juridica?

Si los procedimientos de ratificacion que se llevan a cabo actualmente concluyeran
finalmente con la entrada en vigor de la patente comunitaria, ¢estaria Vd. dispuesto a
utilizar este instrumento tal como se establece en & Convenio de Luxemburgo?

La eventual modificacion del Convenio de Luxemburgo exigiria la unanimidad de los
Estados contratantes, ya sea mediante una modificacion del Convenio, ya sea mediante
un reglamento basado en el articulo 235 del Tratado CE. ¢Considera Vd. de utilidad
esta modificacion o considera Vd. que la conjuncién de la patente europea y de los
sistemas nacionales de patentes responden de forma adecuada a las necesidades de la
industria?

3.2 Supuestas carencias del Convenio de Luxemburgo.

Lo gue pretende exactamente la patente comunitaria es eliminar, por lo que respecta
al mercado Unico, todos los inconvenientes e imperfecciones del sistema del CPE
mencionados en € punto 3.1. No obstante, segun los datos que obran en poder de la
Comisién, dos aspectos fundamentales de la patente comunitaria, tal como se deriva
del Acuerdo de 1989, congtituyen un obstaculo a su utilidad y atractivo desde €l
punto de vista préctico.

Por una parte, se han de mencionar los elevadisimos costes de traduccion, derivados
de la necesidad de traducir la totalidad del folleto de la patente comunitaria a todas
las lenguas de todos los Estados miembros de la Comunidad!s. Toda patente
comunitaria que se expida en la Comunidad de los Quince exigiria diez traducciones.
Teniendo en cuenta que el coste medio de una pagina de traduccion es de 128

13 Apartados 1y 2 del articulo 30 del CPC.
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DEM4, y que un folleto de patente consta, por término medio, de 20 péginas, los
gastos de traduccion totales serian del orden de 25 000 DEM, lo que evidentemente
es un importe muy elevado, que dificilmente podran sufragar las PYME. No
obstante, este importe tiene como contrapartida la enorme ventaja que representa el
caracter unitario de la patente comunitaria, que permite obtener una proteccion
uniforme en un mercado de més de 340 millones de consumidorest®.

El segundo problema que plantea e Convenio de Luxemburgo parece ser el del
sistema jurisdiccional en vigor. EI Convenio establece dos vias de recurso que
pueden culminar en la nulidad de la patente comunitaria.

En primer lugar, existe la posihilidad de presentar directamente una solicitud de
nulidad ante la Oficina Europea de Patentes. Si la divisién de anulacion estima que se
relinen los motivos de nulidad previstos por e Convenio, anula la patente con efectos
en todo € territorio comunitarios.

No obstante, existe una segunda via para obtener la nulidad de la patente: se trata de
interponer una reconvencion por nulidad ante un tribunal nacional a que se le haya
presentado una accion por violacion. En ese caso, s € tribunal estima que uno de los
motivos de nulidad previstos por e Convenio se opone a mantenimiento de la
patente comunitaria, ordenara la anulacion de la mismal’”. En ese caso, una
resolucion de un tribunal nacional de primera instancia que tenga fuerza de cosa
juzgada, por la que se ordena la anulacién de una patente comunitaria, produce los
mismos efectos en todos los Estados contratantes. A pesar de la posibilidad de hacer
intervenir en ese caso a Tribunal de apelacion comunts, la facultad que el Convenio
confiere a un unico tribunal nacional para dictar la nulidad de la patente comunitaria
para todo € territorio de la Comunidad es considerada por algunos como fuente
potencial de inseguridad juridica. Determinados usuarios potenciales del sistema de
patente comunitaria consideran demasiado importante €l riesgo de que una
resolucion de un solo tribunal nacional anule una patente que abarca un territorio tan
vasto e importante, desde el punto de vista econdémico, como la Comunidad.

A esta constatacion de existencia de un riesgo tan importante se afiade una dificultad
adicional: a partir del momento en que, a raiz de una accion por violacion, se
impugne la validez de la patente comunitaria mediante reconvencion interpuesta ante
un tribunal nacional, cualquier otro tribunal nacional que deba pronunciarse sobre
otra accion por violacion deberd, salvo excepcion, aplazar la sentencial®. Se reprocha
a esta norma que, habida cuenta de la duracion de los procedimientos, que, a

14

15

16

17

18

19

Los datos en cifras proceden de documentos redactados por la Oficina Europea de Patentes de
Munich, que utiliza el marco aleman como moneda de referencia.

En la Comunidad de los Doce.

Articulos 55 a 58, CPC.

Apartado 2 del articulo 15 y apartado 1 del articulo 19, Protocolo sobre los litigios.
Articulos 21 y 22 del Protocolo sobre los litigios.

Articulo 34 del Protocolo sobre losllitigios.
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menudo, han de pasar por tres instancias, corre € riesgo de culminar en un blogueo
de la aplicacion de la proteccion juridica que confiere la patente comunitaria.

Preguntas

¢Es Vd. de la opinién de que las principales carencias de la patente comunitaria en su
forma actual (Convenio de Luxemburgo) son, por una parte, € elevado coste que
impone la obligacién de traducir €l folleto a todas las lenguas de la Comunidad y, por
otra, la inseguridad juridica que se deriva del sistema jurisdiccional? ¢Observa Vd.
otros inconvenientes?

3.3 El problema del coste de lastraduccionesy sus posibles soluciones.

Si € coste de traducir € folleto de patente comunitaria a todas las lenguas de la
Comunidad supone un obstaculo importante para € éxito de la patente comunitaria,
conviene encontrar soluciones. No obstante, hay que reconocer, desde un primer
momento, que se trata de un punto delicado y dificil.

Una primera solucién posible es la prevista en la version original del Convenio de
Luxemburgo de 1975. En genera, se trataba de limitar € requisito de traduccion
exclusvamente a las reivindicaciones de la patente (articulo 33). No obstante, esta
limitacion del requisito de traduccion podia reforzarse con la reserva prevista en €l
articulo 88: en este constexto, cualquier Estado miembro podia declarar que, s €
documento no ha sido publicado en una de sus lenguas oficiales, € titular no puede
invocar derechos conferidos por la patente. El sistema establecido por el Convenio
de Luxemburgo de 1975 impone la obligatoriedad de traducir exclusivamente las
reivindicaciones en e momento de la expedicion de la patente o inmediatamente
después de la misma. Por otra parte, cualquier Estado contratante tenia la posibilidad
de solicitar una traduccién del folleto de patente, siendo €l titular de la patente quien
podia fijar libremente el calendario de presentacion de dicha traduccion, en funcion
de la fecha en que necesitase la proteccion.

Esta solucion permitiria a titular de la patente decidir la urgencia con que necesita la
proteccion, con la consiguiente flexibilidad por lo que se refiere a la presentacion de
la traduccion del folleto. La disposicion establece una distincion segin que € titular
de la patente presente la traduccion del folleto en un plazo de tres meses a partir de
la fecha de publicacion de la mencion de la expedicion de la patente, en un plazo
superior atres meses aunque inferior atres afiosy, por Ultimo, en un plazo superior a
tres afios. En el primer caso, € titular puede prevalecerse de los derechos conferidos
por la patente a partir del momento en que se presente la traduccién. En e segundo
caso, € titular de la patente puede invocar los derechos conferidos por la patente a
partir de ese mismo momento, aunque solo podra exigir una indemnizacion
razonable, en caso de que se utilice la invencion sin su consentimiento antes de la
presentacion de la traduccion. Por Ultimo, en € tercer caso, toda persona que haya
utilizado la invencion o haya llevado a cabo preparativos efectivos y serios a tal fin
antes de la presentacion de la traduccion puede continuar utilizando la invencion en
condiciones razonables.

Una segunda solucion se debatié en la Conferencia de revision del Convenio,

celebrada en 1989, que parecié reunir un consenso bastante amplio. Consistia en no

modificar €l requisito de traduccion del folleto completo. No obstante, el hecho de

gue no se presente la traduccion a una o varias lenguas no entrafiaria la caducidad de
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la patente comunitaria, Sino que su Unica consecuencia seria que no produciria efecto
en el Estado o Estados miembros afectados. Esta solucion congtituiria una excepcion
al carécter unitario de la patente comunitaria y, en este aspecto, le acercaria a
régimen de la patente europea.

La tercera solucidn que se puede plantear en materia de reduccién de los costes de
traduccion es la “globa”, aplicada por la Oficina Europea de Patentes por lo que se
refiere ala patente europea?C. Esta solucion consta de tres elementos fundamentales:

— la publicacion, a mismo tiempo que la publicacion de la solicitud o
inmediatamente después de ésta y tan pronto como sea posible, de un extracto
mejorado en la lengua del procedimiento y, con posterioridad, su traduccion a las
lenguas de todos los Estados miembros;

— la traduccion de las reivindicaciones exclusivamente, en @ momento de la
expedicion de la patente;

— latraduccién de latotalidad del folleto de patente antes de toda accion interpuesta
por €l titular para hacer valer los derechos nacidos de la patente.

El objetivo de la solucién global consiste, por una parte, en mejorar e suministro de
informacion y, por otra, en eliminar los graves inconvenientes inherentes a sistema
actual, al tiempo que se reduce la carga financiera que soportan los solicitantes.

Seguin los célculos realizados por la OEP, se puede estimar que, haciendo una
tradacion a la patente comunitaria, la solucion global constaria de la elaboracion del
extracto mejorado, con un coste de unos 100 DEM, y su traduccion a diez lenguas,
lo que supondria unos 120 DEM por lengua, es decir, un coste total de traduccion
del nuevo extracto de aproximadamente de 1 300 DEM. Los costes medios de
traduccién de una patente que constase, por término medio, de 3,5 paginas de
reivindicaciones, y contando con 500 DEM por lengua para la traduccion de las
mismas, se elevariana 5000 DEM.

Se tendria que hacer frente a unos gastos generales de traduccion de unos 6 300
DEM por solicitud, lo que equivaldria a un ahorro de unos 18 700 DEM por
solicitud, con relacion a la situacion en la que la totalidad del folleto ha de ser
traducido atodas las lenguas de la Comunidad.

Se pueden plantear otras soluciones en materia de traduccion:

en un primer lugar, cabe prescindir de toda traduccion o traducir exclusivamente
las reivindicaciones.

Otra propuesta consiste en establecer un sistema de traduccion “por encargo”, en
el que solo existiria la obligacion de presentar la traduccion, s un tercero la
reclama. Para poder financiar este proyecto, seria necesario crear un fondo de
reserva destinado a cubrir € coste de las traducciones que se pudieran reclamar,
estableciendo una tasa por cada solicitud de patente, o bien establecer una

20 Documento elaborado por & Consgjo de Administracion de la OEP, n° CA/46/96 de 19 de noviembre
de 1996.
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contribucién destinada a cubrir los costes que llevaria consigo hacer frente a tal
eventualidad.

Por Ultimo, se ha formulado una Ultima sugerencia, segun la cua € folleto de la
patente constaria de una descripcion abreviada en la que figurarian los datos
bésicos para la comprenson de la invencion y la interpretacion de las
reivindicaciones, descripcion que se traduciria y se completaria, en un anexo,
mediante una descripcibn més elaborada que, en principio, no se traduciria
Recientemente, se ha difundido una variante de esta idea: la descripcion
condensada. Se trata de condensar la descripcion, por iniciativa del solicitante,
aungue con la colaboracion del examinador, a efectos del examen sobre e fondo
de la solicitud.

Sea cua sea la opcion elegida, lo que parece claro es que, para lograr la maxima
eficacia, no se deberia descentralizar la presentacion de las traducciones alas oficinas
nacionales de patentes, sino que ésta deberia estar centralizada en la OEP. Estaesla
solucion por la que opt6 el Convenio de Luxemburgo.

Preguntas

Para reducir los costes de traduccion, ¢sesta Vd. a favor de un sistema basado en los
articulos 33 y 88 del Convenio de Luxemburgo de 1975 o a favor de la “solucién
global” concebida por la OEP?

Si no fuese factible ninguna de las dos soluciones, ¢estaria Vd. a favor de una solucién
gue congtituyese una excepcion del caracter unitario de la patente comunitaria y
consistiese en establecer que, en caso de que no se presenten traducciones, no tendria
efecto la patente comunitaria en el Estado o Estados miembros de que se trate?

¢Considera Vd. interesantes y Utiles otras aternativas existentes para la reduccion de
los gastos de traduccion (traduccion por encargo, descripcion condensada ......)?

¢Comparte Vd. la opinién de que centrdizar la presentacion de las traducciones del
folleto de la patente comunitaria en la OEP, como se establece en e Convenio de
Luxemburgo, es un elemento importante del régimen de traduccién?

3.4 El problema del sistema jurisdiccional y sus posibles soluciones

En & punto 3.2. ya se ha expuesto €l problema que plantea e sistema jurisdiccional
establecido por e Convenio de Luxemburgo. Para evitar los supuestos
inconvenientes de este sistema, conviene tratar de revisar este mecanismo??, teniendo
en cuenta una iniciativa comunitaria que pretende integrar alln més la patente
comunitariaen el sistema juridico que emana del Tratado.

Segun una primera solucién, las jurisdicciones nacionales de los Estados miembros
serian competentes para pronunciarse sobre las acciones por violacion, las acciones
de comprobacion de inexistencia de violacion y todas las acciones relativas a la

21 Setrata basicamente de evitar las consecuencias del articulo 20 del Protocolo sobre los litigios.

14




utilizacion de la invencién que se produzcan antes de la fecha de publicacion de la
mencion de la expedicion de la patente. Por el contrario, las acciones de nulidad de la
patente comunitaria podrian ser competencia exclusiva de una nueva division de
anulacion que se creara en € seno de la OEP. Dicho de otro modo, al contrario de lo
gue sucede con las disposiciones del Convenio actual??, los tribunales nacionales no
serian competentes para entender de las demandas de reconvencion por nulidad de la
patente comunitaria.

En caso de que se interpusiera una demanda de reconvencion por nulidad ante una
jurisdiccion nacional con motivo de una accidn principal por violacion, € tribunal a
gue se someta € asunto estaria obligado a aplazar la sentencia sobre la accion por
violacion hasta e momento en que la division de anulacion competente de la OEP
haya adoptado una decision sobre la validez de la patente. Dicho de otro modo, las
cuestiones de validez y nulidad de la patente comunitaria ya no podrian ser objeto de
decisiones de los érganos jurisdiccionales nacionales, sino Unicamente de instancias
competentes a nivel comunitario. Con € fin de evitar que se multipliquen las acciones
de reconvencion por parte de los presuntos violadores de las patentes, seria
necesario, sin duda, disponer que la obligacion de aplazar la sentencia se circunscriba
al caso en que € juez que entiende de las acciones por violacion estime que existen
razones fundadas que afectan ala validez de |la patente comunitaria

Partiendo de dos vias de actuacién distintas, la competencia para abordar cuestiones
de validez y nulidad se conferiria con exclusividad a una instancia radicada en la OEP
y, posteriormente, a Tribuna de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.
De estaforma, se abririan dos vias que podrian culminar en una resolucion de nulidad
de una patente comunitaria:

— yasealaaccién de nulidad entablada directamente ante la OEPZ3;

— ya sea la demanda de reconvenciéon ante un 6rgano jurisdiccional naciona que
estaria obligado a aplazar su sentencia hasta que se pronuncie la divisién de
anulacion. Habida cuenta de la resolucion de la division de anulacion, e érgano
jurisdiccional nacional que entienda del caso podria resolver €l litigio en torno ala
violacion.

Por lo que se refiere a las condiciones para la interposicion de una demanda de
nulidad, las causas de nulidad, e examen de la demanda, la anulacion o €
mantenimiento de la patente, asi como la publicacion de un nuevo folleto de la
patente a raiz del procedimiento de nulidad, parece que se podra mantener la
redaccion actua de las disposiciones de los articulos 55 a 59 del Convenio de
Luxemburgo.

Con objeto de que existala posibilidad de recurrir las resoluciones sobre la validez de
las patentes comunitarias, las resoluciones de las divisiones de anulacion se podran
recurrir ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (TPI).
Este recurso se interpondria por incompetencia, quebrantamiento de forma,

22 Letrad) del apartado 1 del articulo 15 del Protocolo sobre los litigios.

23 Articulo 55 del CPC.
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vulneracion del Tratado o del instrumento juridico por el que se establece la patente
comunitaria o de toda norma de derecho relativa a su aplicacion, o por desviacion de
poder. El TPl tendria competencia tanto para anular como para revocar la decision
impugnada. En este contexto, se podrian plantear algunas cuestiones relacionadas
con la organizacion de los trabajos del TPI. No se ha descartado, en este contexto, la
posibilidad de que se cree, en & seno del TPI, una sala especializada para las
cuestiones relativas a las patentes comunitarias?*.

Por ultimo, se podria interponer ante el Tribuna de Justicia de las Comunidades
Europeas un Ultimo recurso contra las resoluciones del TPl en materia de patentes
comunitarias que se circunscribiria a las cuestiones de derecho?.

Para garantizar la plena efectividad de este mecanismo, seria preciso indicar
claramente que las resoluciones que tengan fuerza de cosa juzgada por las que se
ordena la nulidad o la modificacion de una patente comunitaria producen los mismos
efectos en todos los Estados miembros.

Otra posble solucion radicaria en la propia estructura del Convenio de 1975 y
consistiria en que € 6rgano jurisdicciona naciona que entienda de una accién por
violacion mantendria la facultad para pronunciarse sobre una demanda de
reconvencion por nulidad. No obstante, la decision sobre esta demanda de nulidad
solo afectaria a la patente comunitaria en e Estado en que esté situado e 6rgano
jurisdiccional. Se podria contemplar una excepcion a este efecto limitado de la
decision para los casos en los que una accion por violacion, interpuesta ante el
organo jurisdiccional del lugar donde esté domiciliado el presunto violador, se refiera
a actos de violacion cometidos en otro Estado miembro. En tal caso, la decision en
materia de nulidad afectaria también a la patente comunitaria en ese otro Estado.
Esta solucién permitiria al titular de la patente evitar €l riesgo de anulacion global e
inmediata de su documento.

Resulta imprescindible hacer una observacion de caréacter general. En el marco de un
régimen juridico que emana del Tratado, no es posible crear nuevas jurisdicciones,
contrariamente alo que establece el Convenio de Luxemburgo al crear el Tribunal de
apelacion comin en materia de patentes comunitarias. En un régimen juridico que
emana del Tratado, las competencias jurisdiccionales solo pueden ser gjercidas por €l
TPl y @ Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Esta es la raz6n de que
la estructura que aqui se ha presentado no prevea la creacion de un Tribuna de
apelacion comin en materia de patentes.

Preguntas

Por lo que se refiere a sistema jurisdiccional, ¢estd Vd. afavor de un sistema:

— gue diera competencia exclusiva para pronunciarse sobre los recursos de anulacion a

24 De aceptarse esta sugerencia, se analizaran en profundidad las modalidades de creacion de la nueva
divisién de anulacion en la OEP y la posibilidad de recurrir sus decisiones ante los érganos
jurisdiccionales comunitarios; este andlisis dependera principalmente del caracter del instrumento
juridico escogido para establecer estos procedimientos.

25 Apartado 1 del articulo 168A del Tratado CE.
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instancias que tengan su sede en la Oficina Europea de Patentes (division de anulacion)
y, en e caso de los recursos de apelacion, a Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas?

gue degjara la competencia para pronunciarse sobre los recursos de anulacion a las
jurisdicciones nacionales, a tiempo que limitan los efectos de sus decisiones a
territorio del Estado miembro en el que se encuentren?

3.5 Cuedtionesreativasalastasas

En primer lugar, conviene indicar que la Oficina Europea de Patentes deberia ser e
operador técnico de la patente comunitaria, adopte ésta la forma prevista por €
Convenio de Luxemburgo o una forma juridica que emane del Tratado. En este
contexto, las tasas de procedimiento (tasas de depdsito, tasa de blusgueda, tasas de
examen, etc.) establecidas en € marco de la patente europea se aplicaran de la misma
manera a la patente comunitaria. Se ha de subrayar que el Consgjo de Administracion
de la Organizacion Europea de Patentes adoptd, en su reunion de diciembre de 1996,
dos decisiones importantes destinadas a reducir de forma significativa las tasas de
procedimiento. La primera decision se refiere a una reduccién nomina de las tasas de
depdsito, busqueda y designacion?s. La segunda se refiere ala prorroga del plazo de
exigibilidad del pago de las tasas de designacion, que, en la actualidad, esta fijada en
6 meses tras la publicacion del informe de busqueda.

Estas nuevas tasas de procedimiento, aplicables a partir del 1 de julio de 1997,
también se aplicarian a la patente comunitaria. Por lo que respecta a la tasa de
designacion, no tiene razén de ser en € contexto de la patente comunitaria, dado que
no existe, en sentido estricto, “designacion de pais’, a tratarse de un documento
unitario que otorga proteccion uniforme en toda la Comunidad. En cualquier caso, s
existiese una tasa de designacion o una tasa similar, convendria establecer un limite
méximo equivalente al importe abonado por un nimero limitado de designaciones
gue se hicieran para una patente europea.

En caso de que la patente comunitaria se orientase hacia un régimen juridico que
emane del Tratado, parece necesario proceder a una revision de la disposicion
financiera relativa a las tasas de mantenimiento en vigor. En su version de 1989, €l
Convenio de Luxemburgo establece que se distribuyan entre los Estados contratantes
los ingresos procedentes de las tasas, una vez deducidas las sumas abonadas a la
Organizacion Europea de Patentes en concepto de tasas de mantenimiento en vigor,
con arreglo a un método de reparto establecido por € Convenio?’. En un sistema
juridico que emana del Tratado, este sistema no puede funcionar, por lo que se ha de
eliminar.

26

27

La tasa de deposito se reduciria de 600 DEM a 250 DEM, la tasa de busqueda europea de 1 900 a 1
700 DEM, latasa de busqueda internacional de 2 400 a 2 200 DEM Yy la tasa de designacién de 350 a
150 DEM. Las reducciones ascienden a un importe de 124 millones de DEM por afio civil.

Articulo 20 del CPC.
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Es conveniente concebir al operador del sistema de la patente comunitaria como un
organismo en equilibrio financiero, lo que implica su obligacion de conservar la
integralidad de las diferentes tasas abonadas por los usuarios. Teniendo esto en
cuenta, los ingresos del presupuesto del operador del sistema de la patente
comunitaria podrian constar, sin perjuicio de otros ingresos, del producto de las tasas
adeudadas en virtud del Reglamento relativo alas tasasy, en caso necesario, de una
subvencion inscrita en € Presupuesto General de las Comunidades Europeas. Por su
parte, e Reglamento relativo a las tasas de la patente comunitaria deberia adoptarse,
apropuesta de la Comision, siguiendo €l procedimiento de “comitologia’.

En este contexto, € importe de las tasas se ha de fijar de tal manera que los ingresos
correspondientes permitan, en principio, garantizar € equilibrio presupuestario. Ello
significa que, por regla general, el operador del sistema no puede transferir una parte
cualquiera de los ingresos a otros organismos o instancias nacionales.

Por ultimo, habida cuenta del caracter unitario de la patente comunitaria y, por
consiguiente, de la imposibilidad de eeccion por lo que se refiere al acance
geogréfico de la proteccion, conviene preguntarse S no seria necesario establecer
una medida complementaria en materia de tasas para incitar a los usuarios a recurrir
al sstema. De esta forma, se deberia prever que las tasas de mantenimiento en vigor
de la patente comunitaria, que se han de abonar a la Organizacién Europea de
Patentes, sean de un importe global inferior a la totalidad de las tasas de
mantenimiento en vigor de una patente europea que cubra toda la Comunidad.

Por otra parte, se ha sugerido la conveniencia de que € titular de una patente
comunitaria tenga la posbilidad de no abonar la parte de la tasa anua de
mantenimiento en vigor correspondiente a determinados Estados miembros, 1o que
introduciria cierta flexibilidad en el sistemay la posibilidad de que se mantenga en
vigor la patente comunitaria exclusivamente para una parte de la Comunidad. Este
sistema, que a veces ha sdo denominado de “patente comunitaria a la carta’,
introduciria una forma de renuncia parcial de los derechos, limitada a determinados
Estados miembros, que se traduciria en la negativa a abonar una parte de las tasas
anuales de mantenimiento en vigorZ.

Preguntas

¢Es preciso plantearse la modificacion de los acuerdos financieros previstos por €
Convenio de Luxemburgo y e CPE en relacion con las tasas de mantenimiento en
vigor de las patentes comunitarias, de forma que el producto de las mismas revierta
enteramente en beneficio de la OEP en concepto de cobertura de los costes generados
por la expedicion y administracion de las patentes comunitarias?

Habida cuenta de las diferentes alternativas de proteccidn que se ofrecen a los usuarios
(patente europea, patentes nacionales, etc.), ¢estima Vd. que se necesitan medidas
complementarias que hagan mas atractivo €l sistema de la patente comunitaria como,
por ejemplo, una reduccion de las tasas de mantenimiento en vigor?

¢Se puede plantear la poshbilidad de introducir la renuncia parcial de una patente

28 Ello exigiria una modificacion de los articulos 48 y 49 del CPC.
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comunitaria, para un nimero limitado de Estados miembros, degando de abonar tasas
anuales de mantenimiento en vigor?

3.6

Formulas de paso entre la patente comunitaria y la patente europea.

La patente comunitaria deberia ofrecer una proteccion unitaria, que confiera
derechos en toda la Comunidad. Cuanto més se amplie la Comunidad, mayor sera la
cobertura geografica de la proteccion. Aungue ello constituira, sin ninguna duda, una
gran ventgja, también podria ser un obstaculo para determinadas empresas a las que
les resulte dificil evaluar, en unafaseinicial del procedimiento, la necesidad de contar
con una proteccion mas amplia. Ademés de la posible necesidad de estar protegido
en determinados terceros paises que no formen parte de la Comunidad, la patente
europea seguira siendo Util, en la medida en que permite a las empresas en cuestion
designar a determinados paises y no necesariamente € conjunto de los Estados
miembros de la Comunidad.

Esta es la razon de que, sin duda, sea necesario introducir cierta flexibilidad en el
sistema europeo de patentes; para €llo, se podria considerar la poshbilidad de
establecer formulas de paso entre la patente comunitaria y la patente europea. La
ventgja que presentaria esta posibilidad de transformacion reside en que permite
cubrir inicialmente la totalidad del mercado Unico y en que s6lo se procederia a una
limitacion territorial en el transcurso o al término del procedimiento de expedicion.

De esta forma, € solicitante de una patente europea podria exigir que se
transformase su solicitud en solicitud de patente europea, siempre que ésta exista a
nivel juridico (no sucederia asi, s la solicitud se hubiese denegado o se considerase
denegada, o s se hubiere rechazado). En tal caso, la solicitud de patente europea
surgida de la transformacion de una solicitud de patente comunitaria se beneficiaria
de lafecha de depdsito o de la fecha de prioridad de dicha solicitud.

Mas dificil de concebir es la situacion inversa, en la que una solicitud de patente
europea se pudiese transformar en solicitud de patente comunitaria, salvo en €
supuesto de que la solicitud de patente europea designe a conjunto de los Estados
miembros de la Comunidad Europea.

Por otra parte, se ha de recordar que en la segunda frase del apartado 6 del articulo
30 del Convenio de Luxemburgo de 1989 ya se contempla una posibilidad de
transformacion de la patente comunitaria (después de su expedicion).

Preguntas

¢Considera Vd. necesario que se establezcan “férmulas de paso” entre la patente
comunitaria y la patente europea, como por gemplo, la posibilidad de convertir una
solicitud de patente comunitaria en solicitud de patente europea? ¢Considera Vd. que
se podrian establecer otras formas de transformaciéon? ¢Cémo podrian funcionar estas
ultimas?
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3.7 Otrascuestiones

El Acuerdo en materia de Patentes Comunitarias, firmado en Luxemburgo en 1989,
consta, en anexo, de varias declaraciones relativas a determinados puntos
sustanciales del derecho de patentes. En e contexto de una nueva iniciativa en
materia de patente comunitaria, cabe plantearse la necesidad de dar curso a algunas
de estas resoluciones.

La resolucion relativa a una normativa comin de concesion de licencias obligatorias
en relacion con una patente comunitaria ha perdido, en su mayor parte, su razén de
ser, dado que el Acuerdo ADPIC del GATT/OMC? elabord un régimen completo de
licencias obligatorias. Si se adoptase una nueva iniciativa que emanase del Tratado en
materia de patentes comunitarias, se podrian retomar integramente en el acto juridico
utilizando la totalidad de las disposiciones del Acuerdo ADPIC o se podria establecer
una referencia explicita a las mismas.

Por su parte, la resolucion relativa a la utilizacion o la posesion anteriores prevé que
se inicie un procedimiento de revision del Convenio, con € fin de crear un derecho
fundado en la utilizacion o posesion anteriores de una invencion objeto de patente
comunitaria, que produzca efectos uniformes en todos los territorios de los Estados
miembros. El derecho de utilizacion o de posesion anteriores depende de la buena fe.
Cabe plantearse la utilidad de una nueva iniciativa en este ambito, con objeto de que
los efectos de la utilizacion o la posesién anteriores sean uniformes en toda la
Comunidad. Es preciso recordar que todos los Estados europeos se habian puesto de
acuerdo en torno a un régimen de utilizacion anterior en el marco de la primera parte
de la conferencia diplomética sobre el Tratado de armonizacion en materia de
patentes (LaHaya, 1991).

Pregunta

¢Considera Vd. que la cuestion de la utilizacion o la posesion anteriores ha de ser
armonizada a nivel comunitario, en € contexto de una nueva intervencion en materia
de patentes comunitarias?

4. ARMONIZACION COMPLEMENTARIA A NIVEL COMUNITARIO
4.1 Necesidad de una armonizacién complementaria a nivel comunitario

En e marco de sus competencias, la Comunidad Europea ha podido legidar en €
ambito de las patentes, especiamente para adaptarse a la evolucién tecnolégica en
sectores de dlto valor afiadido. Esa es la razon de que se hayan aprobado dos
reglamentos del Consgjo y € Parlamento destinados a compensar la insuficiencia de
proteccion que penalizaba a la investigacion farmacéutica y fitofarmacéutica,
mediante la creacion de un certificado complementario de proteccion para los
medicamentos y los productos fitofarmacéuticos. En otro ambito, la Comisién ha

29 Letrasa) al) del articulo 31, ADPIC.
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4.2

propuesto un instrumento destinado a precisar las condiciones en las que se pueden
obtener patentes para invenciones biotecnol dgicas¥.

Estos gjemplos ponen de manifiesto que, s se demuestra claramente la existencia de
determinadas carencias, la Comunidad esta en condiciones de proponer y aprobar
normas que se adapten a la situacion. Cabe plantearse la oportunidad de que se
avance en la armonizacion, a nivel comunitario, del derecho de patentes en otros
sectores de la técnica o en otros ambitos.

Patentabilidad de los programas de ordenador y de las invenciones
relacionadas con €l equipo I6gico

La Sociedad de la Informacion y € desarrollo del comercio electrénico constituyen
una oportunidad real para la economia europea, aunque también presentan nuevos
desafios. La puesta a punto y la mejora constante de nuevos programas de ordenador
y equipos logicos estan llamadas a desempefiar una funcion importante en e
desarrollo de la Sociedad de la Informacion y el comercio electrénico, puesto que
han de permitir un acceso répido, seguro y preciso a los datos buscados y a los
servicios interactivos. La Comisién ya ha adoptado varias iniciativas parainstaurar en
el plano legidativo, en e conjunto de la Unién, un nivel adecuado de proteccion de la
innovacion vinculada a la Sociedad de la Informacién. Ta es e motivo de que, en
noviembre de 1996, la Comisidon adoptase una Comunicacion sobre derechos de
autor y derechos afines en la Sociedad de la Informaciénsl. Estas normas son
indispensables para € buen funcionamiento de la Sociedad de la Informacion y el
comercio electrénico en la Unién Europea, dado que e contenido de la mayor parte
de los nuevos servicios puede quedar protegido por derechos de propiedad
intelectual.

En la actualidad, € derecho de autor protege a los programas de ordenador en la
Comunidad Europea como obras literarias’?, mientras que queda excluida su
proteccion “como tales programas de ordenador” mediante patentes. Por lo que se
refiere a las invenciones relacionadas con e equipo l6gico, su patentabilidad no
implica que se cuestione la proteccion existente de los equipos |6gicos mediante el
derecho de autor. Debido a la importancia creciente de los equipos légicos, la
Organizacion Europea de Patentes y las oficinas de determinados Estados miembros
han concedido estos Ultimos afios miles de patentes por las que se protegen modelos
I6gicos compuestos de ideas y principios de base que constituyen “soluciones
técnicas a problemas técnicos’. Estas patentes no se han expedido para los equipos
I6gicos como tales, sino para invenciones relacionadas con los equipos légicos y que
consisten en un material y un equipo légico que le es especifico.

A nivel internacional, el articulo 27 del Acuerdo ADPIC no excluye la patentabilidad
de los programas de ordenador. Este es el motivo de que algunos terceros paises

30

31

32

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y €l Consegjo, relativa a la proteccion juridica de las
invenciones biotecnolégicas, COM(95) 661 final, de 13.12.95, DO n° C 296 de 8.10.96.

COM(96) 568 fina de 20 de noviembre de 1996.

Directiva 91/250/CEE del Consgjo, de 14 de mayo de 1991, relativa a la proteccion juridica de los
programas de ordenador, DO N° L 122 de 17.5.91, p. 42.
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autoricen su patentabilidad. El 28 de febrero de 1996 los Estados Unidos de América
difundieron las nuevas “directrices para los examinadores en materia de invenciones
relacionadas con programas de ordenador”. Mientras que, hasta ahora, sblo se
aceptaba una relvindicacion relativa a un agoritmo matemético, S existia una
transformacion fisica, actualmente se recomienda un enfogque mas pragmético,
basado en la exigencia de “utilidad” de la invencion. Con €llo se pretende ampliar el
ambito de las invenciones relacionadas con los programas de ordenador que son
patentables. No obstante, en los Estados Unidos la préctica ya era muy amplia, dado
gue los programas de ordenador incorporados a un medio tangible, como una
disguete, eran patentables®3 incluso antes de que se publicasen las nuevas directrices.

Actuamente, Japon se plantea también la necesidad de modificar las directrices de
los examinadores sobre esta cuestion. A tal efecto, € 8 de agosto de 1996 la Oficina
japonesa de patentes publicd un nuevo proyecto de directrices, que no pretende
patentar los programas de ordenador como tales, dado que este nuevo proyecto
dispone que, para ser patentable, la invencién ha de presentar un alto grado de
creatividad “tecnologica’ utilizando las leyes de la naturaleza.

En la Comunidad, estas cuestiones se han consultado con los medios interesados
mediante el Cuestionario sobre los derechos de propiedad industrial en la Sociedad
de la Informacion, elaborado por los servicios de la Comision en julio de 1996. Para
algunos, no es necesario modificar €l equilibrio actual entre derecho de autor (para
los programas en si mismos) y patentes (para las invenciones relacionadas con €l
equipo l6gico) y se limitan a velar por que no existan divergencias en la aplicacion de
las disposiciones pertinentes en los diferentes Estados miembros. Para otros, por
contrario, ha llegado € momento de modificar € sistema y, especiamente, de
plantearse la supresion del apartado 2 del articulo 52 del Convenio sobre la Patente
Europea, con objeto de que se puedan patentar los programas de ordenador como
tales. Para quienes abogan por este enfoque, se trataria de mantener e requisito de
gue la invencidn presente un caréacter “técnico”; no obstante, sempre que se dé esta
caracteristica, todo programa registrado en un soporte y que, una vez cargado y
puesto en funcionamiento, aplique lainvencion, se convertiria en patentable.

Habida cuenta de la posicién expresada por determinados medios interesados, que
consiste en proponer la supresion del apartado 2 del articulo 52 del Convenio sobre
la Patente Europea, se han de analizar cudles podrian ser las consecuencias practicas
de esta posicién, especialmente por lo que respecta a la aplicacion simulténea del
derecho de autor y del derecho de patentes ala misma obra o invencion.

Preguntas

En materia de patentabilidad de programas de ordenador y de invenciones relacionadas
con € equipo légico, ¢considera Vd. :

— que las diferencias que existen actualmente en la jurisprudencia de los Estados
miembros pueden plantear obstéculos a los intercambios o falsear las condiciones de
competencia?

33 Decisién de la Oficina Americana de Patentes y Marcas de 26 de abril de 1996, In re Beauregard.
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— que las diferencias que existen entre Europay su principales socios econémicos pueden
plantear dificultades para las empresas europeas?

— que estas diferencias necesitarian una armonizacion complementaria a nivel
comunitario en este ambito?

En materia de patentabilidad de los programas de ordenador y de invenciones
relacionadas con € equipo légico, ¢considera Vd. necesario proponer en un futuro la
supresion del apartado 2 del articulo 52 del Convenio de Munich?

— en caso de respuesta afirmativa, ¢cOmo concibe Vd. la aplicacion simultanea del
derecho de autor y del derecho de patentes parala misma creacion/invencion?

— en caso de respuesta negativa, ¢considera Vd., en cualquier caso, que seria necesario
proceder a una modificacion de las directrices que han de seguir los examinadores de la
OEP sobre este punto?

4.3 Invencioneslaborales

En la actualidad, €l régimen de las invenciones laborales presenta grandes diferencias
entre los Estados miembros. Las invenciones laborales son las llevadas a cabo por €
persond de investigacion o € personal técnico (investigadores, ingenieros.......) en e
marco de un contrato laboral que les vincule a una empresa o laboratorio. En
determinados Estados miembros, esta cuestion se regula, por lo genera, por la Ley
de patentes, como es el caso de Francia®* o del Reino Unido®; en otros Estados
miembros, como es el caso de Alemania 0 Suecia, se ha aprobado una ley especifica.
La regla de base genera que comparten todas estas legislaciones consiste en que, S
se encarga a un empleado una “ misién inventiva’ en e contexto de su contrato
laboral, la patente pertenece al empresario. Por 1o demas, la precision de las normas
varia enormemente entre los diferentes Estados miembros. Algunas leyes constan de
normas de procedimiento con relacion a deposito de las solicitudes de patentes por
parte del inventor, que parten del hecho de que éste puede o0 debe exigir que su
nombre figure en la patente...... Otras leyes distinguen entre misiones inventivas
“permanentes’, “temporales’ u “ocasionales’ con, segun € caso, normas diferentes
de asignacion de la invencién. Por dltimo, algunas normativas, como la ley alemana,
disponen de toda una seccion relativa a la remuneracion del empleado encargado de
una misién inventiva y de las modalidades precisas de célculo de los suplementos de
remuneracion.....

Es evidente que la aplicacién de las diversas legislaciones por parte de las empresas
repercute en las actividades de investigacion y en su gestion. Cuanto més detalladas y
complejas son las normativas, méas medios humanos ha de consagrar la empresa a la
gestion de estas cuestiones. Cabe preguntarse, por otra parte, s las diferencias
existentes en las legidaciones nacionales sobre las invenciones laborales no

34 Articulo L.611-7 del Cadigo de la propiedad intelectual.

35 Articulos 39 a 43 de la Ley de patentes (“invenciones laborales’).
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repercuten en la libre prestacion de servicios en e mercado interior y/o en las
condiciones de competencia.

Pregunta

Las diferencias que existen actualmente en las legislaciones de los Estados miembros en
materia de invenciones laborales, ¢pueden repercutir en la innovacion y las condiciones
de trabajo y/o en lalibre prestacion de servicios y/o en las condiciones de competencia?
¢Son susceptibles de justificar una armonizacién a nivel comunitario?

4.4  Formalidades, recurso a los agentes y reconocimiento de las cualificaciones
profesionales

4.4.1 Formalidades

Actuamente, existen diferencias entre los Estados miembros por lo que se refiere a
los formularios que se han de cumplimentar, los plazos temporales que se han de
respetar, la informacion a facilitar, la forma de presentar la informacion y los
requisitos de “convalidacion”. A veces difieren los procedimientos, una vez
expedidas las patentes. Ello implica que, para poder aconsgar a un solicitante o
titular de manera eficaz, se ha de poseer un conocimiento profundo de cada sistema
nacional. Los trabajos que se desarrollan actualmente en el seno de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y que han de culminar en la celebracion
de un tratado de armonizacion del derecho de patentes en materia de formalidades,
muestran el camino a seguir. Una vez que se apruebe este Tratado, cabra preguntarse
sobre la necesidad de seguir avanzando a nivel comunitario por la via de una
armonizacion de las formalidades. Se trataria, por €emplo, de armonizar la
informacion que se exige en relacion con la invencion, e inventor y € solicitante, la
forma de presentarlay el grado de autenticacion requerido, €l nimero de formularios
gue se han de cumplimentar para que una solicitud sea tratada de la misma forma en
toda la Comunidad, etc.

4.4.2 Agentes de patentes

En la actualidad, la mayoria de las legislaciones de los Estados miembros constan de
disposiciones que, de una forma u otra, exigen a los solicitantes o titulares de la
patente que dispongan de una direccidn de servicio o un domicilio en su territorio,
siempre que se solicite u obtenga la proteccion. Por regla general, € solicitante o su
representante no puede dirigirse directamente, desde el Estado miembro de origen, a
las oficinas de patentes de los demas Estados miembros, s no dispone de una
direccion de servicio o un domicilio en dichos Estados miembros.

Ademés, algunos Estados miembros disponen la obligatoriedad de pasar por un
representante cualificado, domiciliado en €l territorio nacional. Estas normas impiden
gue un solo representante, que tenga su domicilio en un Estado miembro, pueda
representar a su cliente ante las oficinas de patentes de los diferentes Estados
miembros.
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En relacion con esta cuestion, e Tribuna ha indicado, en € asunto
Saeger/Dennemeyer3s, que, habida cuenta del carécter especifico de la prestacion de
servicios en determinados sectores de actividad, no se puede considerar que sean
incompatibles con e Tratado determinadas exigencias especificas impuestas a
prestatario, especiamente cuando se trata de proteger alos destinatarios de servicios
del perjuicio que les podrian causar los consgos juridicos que les pudieran dar
personas sin las cualificaciones personales o profesionales necesarias. No obstante, la
libre prestacion de servicios, como principio fundamental del Tratado, solo se puede
limitar mediante reglamentaciones justificadas por razones imperiosas de interés
comin que se apliquen a toda persona 0 empresa que gerza una actividad en €l
territorio del Estado miembro destinatario, siempre que dicho interés no esté ya
salvaguardado por las normas que se aplican al prestatario en el Estado miembro en
el que esté establecido. En e marco de actividades de vigilancia y renovacion de
patentes mediante el abono de tasas, € prestatario no “aconsgja’ a sus clientes, sino
que se limita a advertirles del momento en que han de abonar |as tasas de renovacion.
Para estas actividades, € Tribunal ha estimado que limitar e gercicio de este servicio
exclusvamente a los titulares de una cudlificacion profesiona, tales como abogados
0 agentes de patentes, era desproporcionado con relacion al objetivo buscado.

Cabe preguntarse s las ensefianzas extraidas de esta resolucion del Tribuna no
deberian ser codificadas de alguna manera a nivel comunitario (armonizacion
legidativa 0 comunicacion interpretativa), y s convendria incluir, con este motivo,
otros puntos relacionados con el procedimiento, tales como las direcciones de
servicio y las obligaciones relacionadas con e domicilio. En cuaquier caso, esta
codificacion se entenderia sin perjuicio de la posibilidad de iniciar procedimientos de
infraccidn, en caso de que determinadas exigencias nacionales se revelen contrarias a
las condiciones de la libre prestacion de servicios (articulo 59 CE) o incluso a
principio del derecho de establecimiento (articulo 52 CE).

4.4.3 Las cualificaciones profesionales

Por lo que se refiere a las cualificaciones profesionales, la Directiva 89/48/CEE
regula, entre otras cosas, las cualificaciones en € ambito de las patentes. Las
cualificaciones profesionales obtenidas en un Estado miembro han de ser reconocidas
en toda la Comunidad, aunque los Estados miembros pueden exigir a la persona de
gue se trate un periodo de adaptacion o una prueba de aptitud. Hasta el momento,
varios son los Estados miembros en los que aln no se ha adoptado una decision
definitiva sobre la forma de esta prueba de aptitud ni los conocimientos que en ella se
han de comprobar.

La prueba de aptitud ha de limitarse a lo necesario (ver especialmente la letra g) del
articulo 1 de la Directiva 89/48/CEE), de acuerdo también con el principio de
proporcionalidad. Habida cuenta de que e derecho materia aplicado por e
profesional ya se encuentra muy armonizado y se ha incorporado en los Estados
miembros, la prueba de aptitud deberia circunscribirse a los casos en los que la
formacién del candidato se refiere a las materias “sustanciamente diferentes’ de las
cubiertas por € titulo exigido en el Estado miembro de acogida®’. También se podria

36 Sentencia de 25 de julio de 1991, asunto C-76/90, Rec. 1991, p. 1-4221.

37 Letrab) del apartado 1 del articulo 4 de la Directiva 89/48/CEE:
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concebir que & examen europeo de cualificacion (letra c) del apartado 2 del articulo
134 del CPE) se reconozca, en materia de patentes, como cualificacion suficiente
para poder actuar ante las oficinas nacionales.

En su sentencia Gebhard®, e Tribuna de Justicia ha decidido que, para un
ciudadano de un Estado miembro, la poshilidad de eercer su derecho de
establecimiento y las condiciones de gercicio han de evaluarse en funcion de las
actividades que tiene la intencion de ejercer en € territorio del Estado miembro de
acogida. La aplicacion de condiciones de acceso a una actividad especifica 0 a su
gercicio, como es la obligacion de poseer determinados titulos, ha de respetar cuatro
imperativos. ha de llevarse a cabo de forma no discriminatoria, estar justificada por
razones imperiosas de interés comun, garantizar la consecucion del objetivo
perseguido y circunscribirse a lo estrictamente necesario para alcanzar dicho objetivo
(principio de proporcionalidad).

Preguntas

En materia de armonizacién a nivel comunitario de los tramites relacionados con €l
procedimiento de expedicidn de patentes y con las patentes expedidas, ¢consideraVd.:

gue sea necesaria dicha armonizacion? ¢que deba abarcar laintervencion de los agentes
de patentes, las direcciones de servicio y la eleccion de domicilio? ¢Podria sugerir algin
otro tema?

que la posible armonizacion deberia adoptar la forma de un acto legidativo (directiva)
0 de una recomendacion destinada a los Estados miembros39?

4.5 Medidas complementarias para hacer mas atractivo €l sistema de patentes

Se pone de manifiesto que uno de los obstaculos para que € sistema europeo de
patentes pueda utilizarse de forma éptima es € coste, no sélo de la obtencidn de la
proteccion, sino también de su aplicacién ante los jueces y tribunales (“€ecucion”).
A este respecto, se han hecho sugerencias para facilitar que las empresas, y
especiadmente las PY ME, puedan recurrir al sistema de patentes.

Una primera linea de actuacion podria consistir en la armonizacion de las normativas
nacionales sobre los modelos de utilidad, forma especifica de proteccion de la
innovacion técnica que resulta rapida y poco costosa y, ademés, se adapta
perfectamente a las necesidades de un gran nimero de PYME#. En & &mbito de las
patentes, se puede considerar la creacion de un sistema de seguro de litigio,
financiado individualmente por cada empresa titular de patentes. En caso de accién

38

39

40

Sentencia de 30 de noviembre de 1995, asunto C-55/94, Rec. 1995, p. 1-4165.

La Directiva se ha de incorporar a los ordenamientos juridicos de los Estados miembros, mientras que
larecomendacion no es juridicamente vinculante.

Libro Verde sobre la proteccion mediante €l modelo de utilidad en el mercado interior, COM(95) 370
final, de 19 dejulio de 1995.
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ante los tribunales destinada a hacer valer los derechos concedidos por la patente, la
empresa que haya suscrito una poliza de seguro de este tipo podria declarar un
“siniestro”, araiz del cual la compafiia de seguros le reembolsaria los gastos en que
hubiese incurrido. Se pueden prever diferentes modalidades de este sistema: ya se
trate de un seguro individual contratado por una empresa, ya sea un sistema de
grupos de seguros, en e que podrian participar, con carécter voluntario, todas las
empresas de un sector determinado, para repartir megjor los riesgos. Por 1o que se
refiere especificamente a las PY ME, habida cuenta de sus dificultades en materia de
proteccion de la innovacion, cabria plantearse una forma de financiacion publica (o
parciamente publica) del sistema de seguro de litigio. Dado que la idea consistiria en
permitir la eclosion de iniciativas privadas (como € grupo de seguros) o una
iniciativa nacional (como la financiacion publica), estas medidas deberian ser
compatibles con los articulos 85 y 92 CE, respectivamente.

Pregunta

Con € fin de hacer més atractivo, especidmente para las PYME, e sistema de
patentes, ¢COmo se puede facilitar, desde su punto de vista, la aplicacion de la
proteccion concedida por una patente? ¢;Qué piensa Vd. en concreto de los sistemas de
seguros de litigio en materia de patentes? ¢Considera Vd. necesaria una medida de
armonizacion complementaria a nivel comunitario?

5. LA PATENTE EUROPEA
5.1 Estructura general dela patente europea

La patente europea nacié como consecuencia de la celebracion del Convenio sobre la
Patente Europea, firmado en Munich el 5 de octubre de 1973. El Convenio establece
un procedimiento Unico de expedicion de patentes que, una vez expedidas, quedan
sometidas a las normas nacionales de los Estados contratantes designados en la
solicitud. En la actualidad, 18 paises forman parte de la Organizacién Europea de
Patentes. Se ha de sefidlar que, en el marco de los acuerdos europeos celebrados
entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los paises de
Europa Central y Oriental, por otra, estos Ultimos se han comprometido, en € plazo
de cinco afos, a estar en condiciones de presentar una solicitud de adhesion a
Convenio de Munich.

Seglin la opinidn expresada por los usuarios del sistema europeo de patentes, la
patente europea cumple satisfactoriamente su funcién en términos de calidad del
trabajo desarrollado por la Oficina Europea de Patentes y del valor del documento de
proteccion expedido por dicho organismo. No obstante, se espera que los usuarios
introduzcan dos modificaciones importantes. La primera se refiere a la patentabilidad
de las invenciones biotecnolégicas, ambito en el que las actuales incertidumbres han
de corregirse mediante la répida adopcion de la nueva propuesta de directiva que
presentd la Comision a finales de 1995. La segunda comporta la reduccion de las
tasas percibidas por la Oficina Europea de Patentes, asi como la adaptacion del
régimen de traducciones de la patente europea, dos temas que estan siendo debatidos
actualmente (el primero de los cuales ya ha sido zanjado) en este organismo.
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Por lo demés, no consta que la actual estructura del sistema europeo de patentes, que
convierte a la Oficina Europea de Patentes en un organismo internacional que emana
de un Tratado y, por lo tanto, es independiente de la Comunidad, plantee el menor
problema a los usuarios. Hay que indicar que la Comision Europea dispone de una
plaza en calidad de observador en e Consgjo de Administraciéon de la Organizacion
Europea de Patentes y que, hace cas tres afos, esta ingtitucion decidié utilizar
plenamente las posibilidades que ello le brinda para difundir su punto de vista sobre
las cuestiones de interés comun entre las dos organizaciones.

Pregunta

¢Comparte Vd. la opinion de que la estructura actual de la Oficina Europea de
Patentes, que, de hecho, constituye un érgano independiente en las ingtituciones
comunitarias, no presenta para los usuarios inconvenientes que deban ser resueltos por
otra estructura juridica més integrada en el derecho comunitario?

5.2 El problema del coste de la patente europea
5.2.1 Lastasas

En 1996, € Consgjo de Administracion de la OEP, que contaba con € apoyo de la
Comisién, considerd que, habida cuenta de los ingresos y de la existencia persistente
de superdvit, se debia prever una reducciéon del coste de las patentes, por lo que
debia sefidlarlo alos usuarios del sistema.

En € punto 3.5. anterior se ha explicado e contenido de la decision que € 6 de
diciembre de 1996 adoptd € Consgjo de Administracion. Se trata de una decision
muy importante, que muestra que la Organizacién Europea de Patentes ha tomado
buena nota de las criticas realizadas por los usuarios y, en las condiciones actuales,
ha sabido dar una respuesta positiva a las mismas. Por otra parte, en la misma fecha
el Consgjo de Administracion, en lugar de exigir € pago del importe de las tasas de
designacion en  momento de depositar la solicitud, decidi6 retrasarlo hasta seis
meses después de la publicacion del informe de busqueda.

Estas decisiones se gjustan a los deseos de los usuarios. En el supuesto de que, en un
futuro mas o menos lgjano, la Oficina Europea de Patentes siga disponiendo de un
margen financiero de maniobra, cabe preguntarse qué tasas deberian ser reducidas
prioritariamente.

Otra cuestiéon que se plantea de forma recurrente en Europa es la de la oportunidad
de introducir, siguiendo € modelo americano, tasas especiales -reducidas, por
giemplo, un 50%- para las PYME. Estas tasas reducidas, que no sblo se podrian
aplicar alas PYME, sino también a los inventores individuales y a las universidades,
consisten en aplicar un porcentaje de reducciéon uniforme sobre el conjunto de tasas
previstas. Los problemas derivados de la definicion de pequefias y medianas
empresas se han resuelto a raiz de que se adoptase la Recomendacion de la Comision
de 3 de abril de 199641; con esta Recomendacion se consigue armonizar la definicion
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de PYME, de pequefia empresay de microempresa, tanto a nivel comunitario como
nacional. No obstante, conviene andizar s todas las PYME se encuentran en una
situacion tal que deban acogerse autométicamente a tasas reducidas. Por otra parte,
se han de estudiar atentamente las repercusiones de las tasas reducidas para las
PYME. En la actualidad, € 41% de las solicitudes procedentes de Europa las
presentan PYME (- de 250 personas); por consiguiente, en una situacion de
equilibrio presupuestario, una reduccion del 50% para las PYME se deberia
compensar mediante un incremento general de las tasas de en torno a 22%.
Asimismo, podria ser necesario prever que un fraude en este ambito entrafiaria la
caducidad de la proteccion, siguiendo € modelo que existe en los Estados Unidos
(“fraud on the office”).

Preguntas

En caso de que, sin dgar de cumplir los imperativos de calidad y eficacia, la
Organizacion Europea de Patentes pudiese continuar sus iniciativas destinadas a la
reduccion de costes y de las tasas de procedimiento ante la Oficina, ¢cudes serian las
tasas que habria que reducir en primer lugar?

¢Considera Vd. que existen otros aspectos de las tasas relativas a la patente europea
gue deben ser modificados y/adaptados? ¢Considera Vd. Util 0o necesario establecer
tasas reducidas para las PYME, segun e modelo que existe en los Estados Unidos
(“small entities fees’)?

5.2.2 Método de reparto de las tasas de mantenimiento en vigor

Con arreglo a lo dispuesto en & Convenio de Munich, € importe de las tasas de
procedimiento y el porcentaje que los Estados contratantes abonan a la Organizacion
en concepto de tasas de mantenimiento en vigor de las patentes europeas se han de
fijar de tal forma que los ingresos correspondientes permitan garantizar €l equilibrio
presupuestario. Habida cuenta de que las patentes europesas, tras su expedicion, estan
sujetas a derecho nacional, se dispuso que la OEP percibiria ingresos procedentes de
las tasas anuales en forma de transferencia de los Estados contratantes en concepto
de tasas de mantenimiento en vigor. A pesar de que e Convenio establece que, en
principio, €l 75% del importe de las tasas de mantenimiento en vigor se puede abonar
a la Organizacion Europea de Patentes, este porcentgje se redujo a 50% a raiz de
una decision del Consgjo de Administracion de 1984.

Segun las estimaciones realizadas, este método de reparto conduce a que los ingresos
totales de los sistemas nacionales se mantengan, por término medio, en la misma
situacion que existia antes de que se aplicara €l sistema de la patente europea, a pesar
de que, también por término medio, sus actividades se han reducido a menos de la
mitad.

Los medios interesados se han pronunciado, en humerosas ocasiones, en contra de
una nueva reduccion del porcentgje del producto de las tasas de mantenimiento en
vigor que se abona a la OEP y a favor de que se utilicen en su integridad los
excedentes de ingresos de la Organizacion, una vez descontados los gastos, con
objeto de reducir las tasas de procedimiento.
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El destino del producto obtenido de las tasas de mantenimiento en vigor varia
bastante segun los Estados contratantes de que se trate. En agunos, la parte de las
tasas anuales percibidas en concepto de mantenimiento en vigor de las patentes
europeas no se asigna a actividades relacionadas con e funcionamiento de la Oficina
de Patentes o0 a actividades de fomento de la innovacién, dado que este importe se
abona directamente al presupuesto general del Estado; algunos comentaristas han
llegado a hablar, en este caso, de “impuesto sobre lainnovacion” en la medida en que
el producto obtenido de las tasas de mantenimiento en vigor no se asigna a
actividades relacionadas con la innovacién. En estas circunstancias, conviene
plantearse cudl es el destino final del producto obtenido de las tasas anuales 'y cud su
utilizacion.

Por dltimo, se ha de sefidar que e coste global de la patente europea se debe
también a los procedimientos de convalidacion de las patentes europeas en los
diferentes Estados y de las tasas que se han de abonar con este motivo. Asi pues, ya
solo los gastos de publicacion en los diferentes Estados se elevan a4 762 DEM.

Preguntas

Por lo que respecta al método de reparto de las tasas de mantenimiento en vigor de las
patentes europeas:

¢Considera Vd. oportuno que sean las tasas de mantenimiento en vigor de las patentes
europess las que financien parcialmente los sistemas nacionales de patentes?

en caso de respuesta afirmativa, ¢conviene establecer una relacion objetiva y no
automatica entre las necesidades expresadas por 10s sistemas nacionales y la asignacion
de medios financieros, con objeto de garantizar la transparencia en la asignacion de los
recursos?

¢Cudles son, desde su punto de vista, las tareas relacionadas con la innovacion y
llevadas a cabo a nivel nacional que seria legitimo financiar mediante el méodo de
reparto?

En e marco del fomento de la innovacion, ¢tiene este sistema consecuencias negativas,
especiadmente en el caso de que una gran parte de los recursos se asigne directamente al
presupuesto general del Estado, en lugar de a tareas directamente relacionadas con la
innovacion?

5.2.3 Lastraducciones

Una de las partidas més significativas de los costes totales en materia de patentes es
el de la traducciérn/convalidacion de las patentes europeas. Las estimaciones
realizadas indican que, por si sola, la industria europea gasta cada afio unos 430
millones de DEM en este concepto, de suerte que una patente europea “ media’
expedida para los ocho Estados miembros designados con més frecuencia genera
costes superiores a los 20 000 DEM, sblo por lo que se refiere a
traduccién/convalidacion. Consciente de este problema, e Consgo de
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Administraciéon de la OEP ha ahondado en varias soluciones, cuyo contenido ha
guedado expuesto anteriormente en el punto 3.3.

Pregunta

¢Considera Vd. que es (til y eficaz la “solucion global” elaborada en € seno de la
Oficina Europea de Patentes para reducir los gastos de traduccion? En caso de
respuesta negativa, ¢por qué? ¢Considera Vd. que existen otras soluciones realistas,
habida cuenta de que, para que se apliquen y sean eficaces, han de ser aceptadas
unanimemente por los Estados miembros, o a menos por una gran mayoria de los
mismos?
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